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BESCHLUSS
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10.99



betreffend das deutsche Patent ...

(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 30. Novem-
ber 2000 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Schwendy, die Richter
Dipl.-Ing. Dr. C. Maier und Mdillner

beschlossen:

Auf die Erinnerung der Klagerin wird der Beschlul3 des
Rechtspflegers des Bundespatentgerichts vom 27. Septem-
ber 2000 abgeandert.

Die der Beklagten von der Klagerin zu erstattenden Kosten
werden auf

DM 8.170,00
festgesetzt, die ab dem 12. Mai 2000 mit 4% zu verzinsen

sind.

Im Ubrigen wird die Erinnerung zurickgewiesen.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Griinde



Nach Rucknahme der Nichtigkeitsklage hat der 4. Senat des Bundespatentge-
richts durch Beschlul vom 25. April 2000 die Kostenpflicht der Klagerin festge-

stellt.

Im Kostenfestsetzungsverfahren hat die Beklagte ua eine Gebuhr fur die Mitwir-
kung eines Rechtsanwalts und eines Verkehrsanwalts angesetzt und Kosten in
Hohe von insgesamt DM 9.815,00 geltend gemacht.

Die Klagerin hat dem Kostenansatz fur die Mitwirkung des Rechtsanwalts und des
Verkehrsanwalts widersprochen.

In seinem Beschluld vom 27. September 2000 hat der Rechtspfleger des Bundes-
patentgerichts Kosten in der geltend gemachten Hohe festgesetzt. In der Begrin-
dung ist ausgefihrt, im Nichtigkeitsverfahren seien im Falle der Doppelvertretung
durch Patent- und Rechtsanwalt in entsprechender Anwendung des § 143 Abs 5
PatG die Kosten des zusatzlichen Anwalts bis zur HOhe einer Gebuhr erstat-
tungsfahig. Auch werde die Zuziehung eines Verkehrsanwalts grundsatzlich an-

erkannt, wenn dieser von einer auslandischen Partei beauftragt worden sei.

Hiergegen hat die Klagerin - auf die Anerkennung der Kosten fur die Mitwirkung
des Verkehrsanwalts beschrankt - Erinnerung erhoben. Zur Begrundung fuhrt sie
aus, nach der standigen Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Minchen
scheide die Erstattung der Kosten eines Verkehrsanwalts aus, wenn davon aus-
zugehen sei, dal} die Partei in der Lage war, den ProzelRbevollmachtigten schrift-
lich bzw telephonisch zu informieren. Dies sei dann der Fall, wenn es sich um eine
Streitsache aus dem taglichen Lebens- und Geschaftsbereich der Partei handle
und sich die Information im wesentlichen in der Ubermittlung bereits vorhandener,
aus sich heraus verstandlicher Unterlagen erschopfe. Fur die Beklagte als
Inhaberin mehrerer Patente gehdre es zum allgemeinen Lebens- und Geschafts-
bereich, zweiseitige Patentstreitverfahren im Ausland durchzufiihren. Auch handle
es sich vorliegend um einen extrem einfachen Fall, da das Kreissageblatt als Ge-

genstand des Streitpatents einen technisch einfachen Sachverhalt darstelle.



Die Klagerin beantragt sinngeman,

den angefochtenen Beschlul zu andern und die Kosten des

Verkehrsanwalts abzusetzen.

Die Beklagte beantragt,

die Erinnerung der Klagerin zurlickzuweisen.

Sie tritt den Ausfuhrungen der Klagerin entgegen. Weder habe es sich um einen
extrem einfachen Fall gehandelt, noch gehdére die Abwicklung eines Nichtigkeits-
verfahrens im Ausland zum alltaglichen Lebens- und Geschaftsbereich der Be-
klagten. Die Beurteilung des Erfindungsgegenstandes und seine angebliche of-
fenkundige Vorbenutzung habe erhebliche technische Kenntnisse und Erfahrun-
gen auf diesem Spezialgebiet erfordert und damit zusammenhangende Fragen
hatten keineswegs schriftlich oder fernmundlich geklart werden kénnen. Da ohne
ein personliches Gesprach und eine gemeinsame Inaugenscheinnahme des Ge-
genstandes der Vorbenutzung eine ausreichende Information des Prozefl3bevoll-
machtigten nicht moglich gewesen ware, seien anstelle der Kosten einer Informa-
tionsreise der Partei zum Bevollmachtigten die Kosten eines Verkehrsanwaltes in

Hohe einer Prozel3gebuhr erstattungsfahig.

Im einzelnen wird auf das schriftsatzliche Vorbringen der Parteien Bezug genom-

men.

Die zulassige Erinnerung hat nur zum Teil Erfolg.



Die Kosten des niederlandischen Verkehrsanwalts konnen nicht in voller HOhe
anerkannt werden. Erstattungsfahig sind sie nur in Hohe fiktiver, durch die Ein-
schaltung des Verkehrsanwalts ersparter Kosten einer Reise zur Information des
inlandischen ProzelRbevollimachtigten (Benkard, PatG, 9. Aufl, § 84 Rn 37 aE;
Gerold/Schmidt/v. Eicken/Madert, Kommentar zur BRAGO, 12. Aufl, 1995, Rdn 47
zu § 52; OLG Hamm, MDR 62, 993).

Die vollen Kosten fir einen Verkehrsanwalt sind nach hM nur dann erstattungsfa-
hig, wenn es der Partei aus sachlichen Grinden unmdglich oder wegen ihrer per-
sonlichen Verhaltnisse unzumutbar ist, den ProzeRanwalt unmittelbar selbst zu in-
formieren (Hartmann, aaO, Rdn 49; OLG Mdunchen, RPfl 1979, 465 f). Dies qilt
auch fur eine an einem inlandischen Verfahren beteiligte auslandische Partei (vgl
Gerold/Schmidt aaO, Rdn 35 zu § 52; OLG Dusseldorf, RPfl 1983, 367; OLG
Muinchen RPfl 1979 aaO, jeweils mwN). Die Beklagte hat nicht dargetan, dal} die
Einschaltung des niederlandischen Patentanwalts in diesem Sinne zur sachge-

rechten Rechtsverteidigung notwendig war.

Insbesondere ist nicht behauptet worden, dal} etwa sprachliche Probleme die Ein-
schaltung des Verkehrsanwaltes erfordert hatten.

Der Klagerin kann zwar nicht zugestimmt werden, dal} es sich bei einem Nichtig-
keitsverfahren im Ausland um ein alltdgliches Rechtsgeschaft der Beklagten und
um einen extrem einfachen technischen Zusammenhang gehandelt habe. Dies
kann jedoch dahinstehen, weil der Schwierigkeitsgrad eines Rechtsstreits allein
die Einschaltung eines Verkehrsanwalts nicht rechtfertigen kann. Grundsatzlich ist
es Sache und Aufgabe des Prozefllanwalts, mit dem Sach- und Streitstoff zu-
rechtzukommen. Nur wenn der Partei auf Grund der besonderen Problematik ei-
nes Falles nicht zugemutet werden kann, mit dem ProzefRanwalt direkt zu korre-
spondieren, kann sich die Einschaltung eines Verkehrsanwalts als notwendig er-
weisen. Grunde hierfur wurden aber nicht vorgetragen und sind fir den Senat aus
dem Akteninhalt auch nicht erkennbar. Die in der patentrechtlichen Spezialmaterie

- vorliegend insbesondere in der Frage der offenkundigen Vorbenutzung - be-



grundeten Schwierigkeiten werden durch die Einschaltung fachspezifisch ausge-
bildeter, inlandischer Patentanwalte ausgeglichen.

Der Erstattungsanspruch der Beklagten beschrankt sich also, soweit es die Kosten
des Verkehrsanwalts betrifft, auf die ersparten Kosten einer Informationsreise
nach Minchen (Flug Niederlande-Miinchen, Ubernachtung, sonstige Auslagen),
die der Senat auf DM 1.600,00 schatzt. Der Betrag der der Beklagten von der

Klagerin zu erstattenden Kosten war daher auf DM 8.170,00 festzusetzen.

Die Entscheidung Uber die Kosten des Erinnerungsverfahrens beruht auf einer
entsprechenden Anwendung von ZPO § 97 Abs 2. Die Klagerin ist mit ihrem Be-
gehren etwa zur Halfte unterlegen.

Dr. Schwendy Dr. C. Maier Mullner

Be



